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1. Das Partes

VRG LINHAS AEREAS S.A., empresa com sede na Praca Comandante Lineu Gomes s/n?2 -
Portaria 3 — Prédio 3304626-020, Jardim Aeroporto, Sdo Paulo, SP, Brasil, representado

por I . < \ogado inscrito na OAB/H sob o ne I, I
I cvogado inscrito na OAB/H sob o n° N - N

inscrita na OAB/J] sob o n° il todos advogados do Kasznar LeonardosAdvogados,
com sede na Rua Tedfilo Otoni, n2 63, 52 andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil, é o
Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

SUPER MEGAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA, empresa situada na Praca Landulfo Alves,
n2 72, Centro, Riacho do Jacuipe, Bahia, CEP 44.640-000, Brasil, € o Reclamado do
presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Dominio
O nome de dominio em disputa é <voegol.eco.br> (0 “Nome de Dominio”).
O Nome de Dominio foi registrado em 16/09/2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorréncias no Procedimento

A Camara de Solugdo de Disputas Relativas a Nomes de Dominio (CASD-ND) do Centro
de Solucdo de Disputas, Mediagdo e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da
Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) confirmou, em 23 de outubro de
2013, o recebimento da Reclamagao.

Em 24 de outubro de 2013, a CASD-ND encaminhou comunicagdao solicitando
informacdes cadastrais pertinentes ao Nome de Dominio para o NIC.br, que apresentou
resposta em 28 de outubro de 2013, informando que o Reclamado é titular do Nome de
Dominio em disputa e que este encontra-se impedido de ser transferido a terceiros,
confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.
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Em 28 de outubro de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do
art. 62, § 19, do Regulamento do SACI-Adm e art. 6.2 do Regulamento do CASD-ND,
sanasse uma irregularidade formal identificada na Reclamagdo, sob pena de
indeferimento. Em 30 de outubro de 2013, a Reclamante sanou tal irregularidade,
apresentando declaragdo informando sobre a inexisténcia de outros procedimentos
judiciais ou extrajudiciais relacionados ao nome de dominio objeto do conflito.

Considerando atendidos os requisitos formais, a CASD-ND comunicou, em 30 de
outubro de 2013, as Partes e ao NIC.br, o inicio do procedimento e intimou o Reclamado
sobre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresenta¢do de sua defesa, nos termos dos
arts. 62 e 102 do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento
da CASD-ND. O Reclamado ndo apresentou defesa e a CASD-ND decretou a sua revelia
em 18 de novembro de 2013.

Em 22 de novembro de 2013, a CASD-ND nomeou Peter Eduardo Siemsen como
Especialista, que apresentou a Declaragdo de Aceitacdo e Declaragdo de Imparcialidade
e Independéncia, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 02 de
dezembro de 2013, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para analise e
subsequente decisdo.

Em 12 de dezembro de 2013, por requerimento do Especialista, a CASD-ND expediu a
Ordem Processual N2 1328001, solicitando a Reclamante a apresentagdo de provas e
argumentos adicionais aptos a demonstrar que o nome de dominio em disputa foi
registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante.
Ademais, nessa mesma Ordem Processual foi solicitada ao Reclamado a apresentac¢do
de provas de que possui direitos ou legitimos interesses sobre o nome de dominio em
disputa.

Em 16 de dezembro de 2013, a Reclamante apresentou manifestacdo a Ordem
Processual N2 1328001.

Em 17 de dezembro de 2013, o Reclamado apresentou manifestacio a Ordem
Processual N2 1328001.
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4, Das Alegagdes das Partes
a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou reclamagdo na qual requer a transferéncia do nome de
dominio <voegol.eco.br> em disputa para o seu nome. Como base para tal
requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:

(i) a Reclamante foi constituida em 2006, como resultado da fusdo de duas empresas
tradicionais no mercado — VARIG e GOL LINHAS AEREAS —, estabelecidas em 1927 e
2001, respectivamente. Atualmente, a Reclamante é considerada uma das mais
renomadas empresas de transporte aéreo do mundo e lider no mercado domeéstico de
voos comerciais, detendo expressiva participagdo de 39,77% do market share nacional.

(ii) além de possuir mais de 30 (trinta) registros/pedidos de registro de marcas
brasileiras, a Reclamante comprova ser a legitima titular de marcas contendo a palavra
“GOL” em mais de 20 (vinte) paises, dentre eles os registros abaixo destacados (doc. 02
da Reclamacgdo):

e Registro n? 822757214, para a marca “GOL”, concedido em 16 de dezembro de
2008, na classe 39;

e Registro n? 823774490, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em
06 de margo de 2007, na classe 35;

e Registro n? 823774503, para a marca “WWW.GOL.COM.BR”, concedido em 06
de margo de 2007, na classe 35;

e Registro n? 824547659, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em
24 de abril de 2007, na classe 16.

(iii) a Reclamante também comprova ser titular de nomes de dominio formados pelo
signo “GOL”, dentre eles os abaixo listados (doc. 03 da Reclamacgdo):

e <voegol.com.br>registrado em 23 de novembro de 2000;
e <voegol.com> registrado em 24 de margo de 2003.

(iv) a Reclamante alega que o dominio <voegol.eco.br> reproduz integralmente a marca
registrada “WWW.VOEGOL.COM.BR” e os nomes de dominio <voegol.com.br> e
<voegol.com>, e que, portanto, o dominio registrado pelo Reclamado viola seus direitos
sobre a marca os nomes de dominio citados.
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(v) em decorréncia dos fatos acima expostos, a Reclamante enviou duas notificagcdes
extrajudiciais para o Reclamado a fim de tentar solucionar amigavelmente o assunto,
tendo requerido a cessagdo imediata e permanente de todo e qualquer uso da marca
“GOL”, ou de qualquer outro sinal de titularidade da Reclamante, bem como a
transferéncia do dominio em disputa para seu nome (doc. 04 da Reclamacgdo). A

Reclamante afirma que o Reclamado ndo enviou qualquer resposta as notificagdes.

(vi) adicionalmente, a Reclamante informa que, ao disponibilizar a extensdo “.eco” para
registro, o Registro.br deu preferéncia aos titulares de dominios com a extensdo
“.com.br”, dentre outras, para registrarem dominios idénticos com a nova extensdo
“.eco” (doc. 05 da Reclamacao).

(vii) a Reclamante comprova ter solicitado o registro do nome de dominio
<voegol.eco.br>, juntamente com outros dominios, ndo tendo, entretanto, logrado éxito
no registro (doc. 06 da Reclamacdo), razdo pela qual o dominio foi disponibilizado para
registro por terceiros.

(viii) a Reclamante alega que os fatos descritos na presente Reclamag¢do atendem aos
requisitos (a) e (c) do Art. 22 do Regulamento SACI-Adm, na medida em que o nome de
dominio <voegol.eco.br> reproduz integralmente as marcas registradas e notoriamente
conhecidas “GOL”, bem como os nomes de dominio <voegol.com.br> e <voegol.com>,
todos de titularidade e uso exclusivo da Reclamante.

(ix) ademais, a Reclamante alega estarem presentes no caso os requisitos (f) e (g) do
Regulamento SACI-Adm, vez que o Reclamado tinha pleno conhecimento da existéncia
da Reclamante e de suas marcas, tendo procedido com o registro do nome de dominio
em disputa buscando atrair usudrios da Internet e consumidores ao seu site, criando
uma falsa associagdo com a Reclamante, para ganhos comerciais e prejudicando as suas
atividades.

(x) a Reclamante destaca que o Reclamado ndo detém quaisquer direitos anteriores ou
legitimo interesse no nome de dominio em disputa, vez que os registros da Reclamante
contendo a marca “GOL”, no Brasil e no exterior, precederam o registro do nome de
dominio do Reclamado. Nesse sentido, a Reclamante informa que o Reclamado ndo é
conhecido pelo publico como “GOL” e, tampouco, possui marcas registradas ou nome
empresarial correspondentes ao nome de dominio em disputa.

(xi) a Reclamante informa que o fato de o Reclamado ter registrado nome de dominio
que reproduz marca notoriamente conhecida, sem, contudo, explorar o respectivo
website, configura “uso passivo” (ou “passive holding”), que, conforme jurisprudéncia
do Centro de Mediac¢do e Arbitragem de Nomes de Dominio da WIPO, representa um
forte indicio de ma-fé.
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(xii) a Reclamante destaca, ainda, que duas disputas administrativas envolvendo nomes
de dominio que reproduzem suas marcas (<goldominicana.com> e <voegolv.com>) ja
foram decididas pelo Centro de Mediacdo e Arbitragem de Nomes de Dominio da WIPO,

nas quais se decidiu pela transferéncia dos dominios a Reclamante.

(xiii) por fim, protesta a Reclamante pela aplicacdo das regras dos artigos 129, 130,
inciso Ill, 189, inciso I, 195, inciso Ill, e 207 a 209 da Lei n2 9.279/1996 (Lei da
Propriedade Industrial).

b. Do Reclamado

O Reclamado ndo apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 18 de
novembro de 2013.

Sem prejuizo da revelia decretada, o Reclamado apresentou manifestacdo tempestiva a
Ordem Processual N2 1328001, alegando, em suma, que o dominio foi adquirido de
forma licita através do Registro.br e que as alegacGes da Reclamante sdo infundadas.

1. FUNDAMENTAGAO

De inicio, frise-se que a presente decisdo fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no
Procedimento pela Reclamante. A revelia do Reclamado nao influenciou o convencimento do
Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13, § 22, do Regulamento do SACI-Adm e no
artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante foi fundada em 2006, como resultado da fusdo das tradicionais empresas VARIG e
GOL LINHAS AEREAS, estabelecidas em 1927 e 2001, respectivamente.

Nesse sentido, é fato publico e notdrio que a Reclamante é, atualmente, lider nacional no
segmento de voos domeésticos, tendo revolucionado o mercado de transporte aéreo em razdo
da estratégia até entdo inovadora adotada pela empresa GOL LINHAS AEREAS, caracterizada
pela combinagdo de baixas tarifas com servigos simplificados, em voos com uma Unica classe.

No Brasil, a Reclamante é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamacgdo, os registros
abaixo listados:

e Registro n? 822757214, para a marca “GOL”, concedido em 16 de dezembro de
2008, na classe 39;
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e Registro n? 823774490, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em
06 de margo de 2007, na classe 35;

e Registro n? 823774503, para a marca “WWW.GOL.COM.BR”, concedido em 06
de margo de 2007, na classe 35;

e Registro n? 824547659, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em
24 de abril de 2007, na classe 16.

Ademais, a Reclamante também comprovou ser a legitima titular, dentre outros, do nome de
dominio <voegol.com.br>, registrado em 23 de novembro de 2000 perante o Registro.br, bem
como do nome de dominio <voegol.com>, registrado em 24 de margo de 2003.

O nome de dominio <voegol.eco.br> foi registrado pelo Reclamado em 16 de setembro de 2012,
isto é, em data posterior ao registro das marcas e nomes de dominio acima listados pela
Reclamante.

Em 23 de dezembro de 2013, o Especialista tentou acessar o nome de dominio em disputa,
contudo, sem sucesso. O Especialista, conclui, portanto, que tal enderego ndo esta sendo usado
em meio a nenhum website ativo.

Conforme o artigo 32 do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do
procedimento administrativo, devera expor as razdes pelas quais o nome de dominio foi
registrado ou esta sendo usado de ma-fé, de modo a causar prejuizos ao Reclamante, cumulado
com a comprovagdo de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou
"c" abaixo, em relagdo ao nome de dominio objeto do conflito:

a) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma
marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de dominio
ou ja registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com uma
marca de titularidade do Reclamante, que ainda ndo tenha sido depositada ou
registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em
seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n? 9.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial); ou

c) onome de dominio é idéntico ou similar o suficiente para criar confusdo com um titulo
de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de familia ou patronimico,
pseudonimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artistico singular ou coletivo,
ou mesmo outro nome de dominio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

O Especialista entende que o nome de dominio <voegol.eco.br> em disputa é idéntico aos
nomes de dominio <voegol.com.br> e <voegol.com> da Reclamante e, ainda, é semelhante o
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suficiente para criar confusdo com as marcas “GOL” e “WWW.VOEGOL.COM.BR”, igualmente de
titularidade da Reclamante.

Entendo como presentes, portanto, os requisitos das alineas (a) e (c) do artigo 32 do
Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito.

Entretanto, nos termos do caput do referido artigo 32, é necessario comprovar que o dominio
objeto da disputa foi registrado ou esta sendo usado de ma-fé pelo Reclamado. O paragrafo
Unico do artigo 32 lista de forma exemplificativa circunstancias que indiciam a ma-fé no registro
do dominio:

Paragrafo Unico: Para os fins de comprovacdo do disposto no Caput deste Artigo, as
circunstancias a seguir transcritas, dentre outras que poderdo existir, constituem
indicios de ma-fé na utilizacdo do nome de dominio objeto do procedimento do SACI-
Adm:

a) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de vendé-lo, aluga-lo ou
transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de dominio para impedir que o Reclamante o utilize
como um nome do dominio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de dominio com o objetivo de prejudicar a atividade
comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de dominio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de
lucro, usuarios da Internet para o seu sitio da rede eletronica ou para qualquer outro
enderego eletronico, criando uma situagdo de provavel confusdo com o sinal distintivo
do Reclamante.

Embora o registro do nome de dominio em disputa ndo se enquadre nas hipdteses acima
descritas, o rol trazido pelo Regulamento ndo é taxativo, conforme expressamente disposto no
paragrafo Unico do artigo 32 do Regulamento SACI-Adm, sendo possivel a identificagdo pelo
Especialista de outros elementos que caracterizem a ma-fé no registro do dominio. Nesse
contexto, é possivel auferir a ma-fé do Reclamado com base em outras circunstancias, ilustradas
a seguir.

O Reclamado ndo é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo os
sinais “GOL” e/ou “VOEGOL” e, tampouco, é conhecido no mercado através dos referidos signos
distintivos. Sendo assim, outra ndo é a conclusdo a que se pode chegar sendo a de que o
Reclamado ndo possui legitimo interesse sobre o nome de dominio <voegol.eco.br> e,
tampouco, apresentou justificativa plausivel para o uso ou registro do referido dominio no pais.
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De acordo com o disposto no artigo 12 da Resolucdo da Resolu¢do CGl.br/RES/2008/008/P, um
nome de dominio disponivel para registro sera concedido ao primeiro requerente que satisfizer,
guando do requerimento, as exigéncias para o registro do mesmo. No entanto, o paragrafo
Unico do referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de dominio que induzam

terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipotese em questdo.

Afinal, é evidente que, em razdo da notoriedade da marca “GOL” e, principalmente, do website
acessado através do nome de dominio <voegol.com.br>, o registro e eventual uso do nome de
dominio <voegol.eco.br> pelo Reclamado induzird os consumidores a erro quanto a origem da
pagina e, ainda, aumentara o trafego de internautas do seu website, ja que os enderecos se
diferenciam tdo somente pelas extensdes “com.br” e “eco.br”.

Sobre o registro irregular de nomes de dominio, vale citar os ensinamentos de Fabio Ulhoa
Coelho sobre o tema:

“com o desenvolvimento do comeércio eletrénico surgiram
conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no
registro de nome de dominio. Lembre-se que o0s enderegos
eletrénicos sdo registrados pela Fapesp (Fundagdo de Amparo a
Pesquisa do Estado de Sdo Paulo). Esta autarquia estadual,
poApeladam, ndo tem competéncia para conceder ou negar
propriedade sobre expressées de identificagdo de produtos ou
servigos, tal fungGo é, como visto, do INPI. Em consequéncia, e
também com o objetivo de agilizar os servigos atributivos de
enderecos eletronicos, observa-se a ordem de chegada no
registro dos nomes de dominio. Se um nome estd disponivel, o
primeiro que o solicitar poderd identificar sua pdgina na internet
com ele. Em virtude dessa sistemdtica, algumas pessoas
usurparam marcas de renome na formacdo de seu endereco
eletrénico. No conflito entre a anterioridade na solicitacdo no
nome de dominio e o registro da marca no INPI, prevalece este
ultimo. Assim, o legitimo titular de marca registrada tem o
direito de reivindicar o endere¢o eletrénico concedido pela
FAPESP a outra pessoa, sempre que o dominio reproduzir sua
marca.” (COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial,
152 Ed. Saraiva: Sdo Paulo, 2004, p. 92). (g.n.).

A citacdo acima ndo deixa duvidas quanto a legitimidade do titular de registro de marca para
reivindicar nome de dominio que reproduza o seu signo distintivo.

Ademais, em consulta ao banco de dados do Registro.br, o Especialista verificou que o
Reclamado registrou também outro nome de dominio formado por marca famosa, registrada no
Brasil em nome de terceiros que ndo o Reclamado, a saber, <bndes.eco.br>. A pratica de
registrar nomes de dominio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida
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autorizacdo do legitimo titular da marca ou justificativa razodvel, caracteriza inegavel indicio de
ma-fé.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisdo proferida pela Especialista Karin Klempp Franco
no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

“O registro de nome de dominio contendo marca de terceiros
com razodvel nivel de conhecimento perante o publico
consumidor sem autorizagdo do titular da marca ou justificativa
plausivel, caracteriza forte indicio de ma-fé”.

Por fim, em acesso realizado em 23 de dezembro de 2013, o Especialista constatou que o nome
de dominio objeto da presente Reclamagdo ndo direciona para nenhum website ativo,
concluindo-se que o mesmo ndo se encontra em uso. Este fato, entretanto, ndo afasta a ma-fé
no registro do nome de dominio em disputa, sendo entendimento pacifico da CASD-ND que a
posse passiva de um nome de dominio pode caracterizar tal circunstancia, desde que
acompanhados de outros elementos que levem a esta conclusdo, como se da no caso em
questao.

. DISPOSITIVO

Pelas razbes acima expostas e de acordo com as alineas “@” e “c” do caput do art. 32 do
Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto no paragrafo uUnico do referido
dispositivo, correspondente as hipdteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art. 2.2., caput, do
Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Dominio em disputa

<www.voegol.eco.br> seja transferido a Reclamante, VRG LINHAS AEREAS S/A.
O Especialista solicita ao Secretario Executivo da CASD-ND que comunique as Partes, ao

Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisdo, nos termos do
presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2013.

Peter Eduardo Siemsen
Especialista
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